VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An: 


PCT 

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN 
RECHERCHENBEHORDE 

(Regel A3bisA PCT) 


Absendedatum 

(Tag/MonatUahr) siehe Formular PCT/ISA/21 0 (Blatt 2) 


Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 

siehe Formular PGTyiSA^20 


WEITERES VORGEHEN 

siehe Punkt 2 unten 


Intemattonates Aktenzeichen 
PCT/EP2004/053388 


Internationales Anmeldedatum (fag^onaWahr) 
10.12.2004 


Prioritatsdatum (Tag4sAonaUSahr) 
12.12.2003 


Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationate Klassifikation und IPK 
C07F9/48, C07F17/02 


Anmelder 
SOL VI AS AG 



Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 

Prioritat 
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schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 
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Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 



1 . Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der Internationalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Ut>ersetzung handett, die fur die Zwecke der 
internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemaB Regein 12.3 und 23.1 b)). 

2. Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

3. □ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls undtoder einer dazugehorigen Tabelle 

eingereicht, so sind zusatzlich die erforderlichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
Oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nicht uber sie.hinausgeht. vorgelegt worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 



Formblatt PCT/ISA/237 (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004>053388 



Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuhelt, erflnderische Tatlgkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit • 

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit t>eruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesanite intern ationale Anmeldung, 
H Anspruche Nr. 21 ' 
Begrundung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. t>eziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

E Die Beschreibung, die Anspruche Oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten Anspruche Nr. 21 sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

slehe Beiblatt 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzurelchend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte, 

^ fur die gesamte Anmeldung Oder fur die obengenannten Anspruche Nr. 21 wurde kein internationaler 
Recherchenbehcht erstellt. 

□ Das Nucleotid- undibder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwartungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil 

die schriftliche Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computerlesbare Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabellen zum Nucleotid- und/bder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-biszu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 
technischen Anfordemngen. 



□ Siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 
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Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Eijindung 

j 

1 . El Auf die Auffordemng zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren (Formblatt PCTyiSA/206) hat der Anmelder: 

1 

la zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ keine zusatzlichen Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

beschlosseh, den Anmelder nicht zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde Ist der Meinung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemaB Regel 13.1, 13.2 und 
13.3 

□ erfullt ist. 

^ aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

'4. Daher ist der Bescheid fur die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden: 
^ alle Teile 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Regel 435is.1(a)(i) hinsichtlich der Neuhett, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur 
Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit Ja: Anspruche 3,4,6-20 

Nein: Anspruche 1,2,5 

Erfinderische Tatigkeit Ja: Anspruche 3,6-8,10-20 

Nein: Anspruche 4,9 

Gewerbliche Anwendbarkeit Ja: Anspruche: 1-20 ' 

Nein: Anspruche: 

2. Unteriagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Fetd Nr. VIII Bestlmmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang dutch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu Punkt III. 

Anspruch 21 ist gerichtet auf "Zwischenprodukte in Form von Racematen, Diastereomeren 
und Paaren von Diastereomeren" ohne weitere Einschrankung. Dier Anspruch ist daher 
schon allein wegen seiner enormen Breite nicht recherchierbar. wegen dem Merkmal 
"besonders" stellen namlich die Formein XXXVII und XXXVIII keine Einschrankung auf 
irgendwelche Strukturen dar. Daruber hinaus ist der Ruckbezug zu Anspruch 1 bezuglich 
R27 und Y2 fehlerhaft, denn dort sind keine entsprechenden Definitionen enthalten. 
Anspruch 21 konnte daher nicht recherchiert werden. 



Zu Punkt IV. 



Die verschiedenen Gruppen von Erfindungen sind : 



unabh. Anspruch 2 
abh.:3 
4 

unabh. Anspruch 1 

unabh. Anspruch 5 
unabh. Anspruch 6 
abh.:7. 
8 

unabh. Anspruch 9 
abh.:10 
12 



14 



Verbindungen der Forme! I 

Verbindungen der Forniel lb, Ic 

Verbindungen der Formel Id 

Herstellung von Verbindungen der Formel I aus II 

Oder I aus la 

Herstellung von Verbindungen der Formel III aus I 
Metallocene mit einem Strukturelement der Formel III 
Verbindung der Formel IV 
Verbindung der Formel IVa 

Herstellung von Diphosphinen der Formein VI oder Via aus II- 
>I->VI Oder Via 

Herstellung von Verbindungen der Formel VII aus 
VIII + IX -> X --> VII 

Herstellung von Verbindungen der Formel XII und XIII aus 
XIV -> XVI -> XII 
XV "> XVII ->XIII 

Herstellung von Verbindungen der Formel XIX aus 
XX + XXI --> XXII -> XIX 
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16 
18 



20 

unabh. Anspruch 11 
unabh. Anspruch 13 
unabh. Anspruch 15 
unabh. Anspruch 17 

unabh. Anspruch 19 

unabh. Anspruch 21 



Herstellung von Verbindungen der Formel XXIV aus 
XX "> XXV "> XXVI 

Herstellung von Verbindungen der Formel XXIX aus 

XX XXX XXXI-->XXIX 

Oder 

XX -> XXXII —>XXIX 

Herstellung von Verbindungen der Formel XXXV aus 
XXXVI "> XXXVII -> XXXV 
Zwischenprodukte der Formel XI 

Zwischenprodukte fur Anspruch 1 2 der Formein XVI und XVIII 
Zwischenprodukte fur Anspruch 14 der Formein XXII und XXIII 
Zwischenprodukte der Formein XXVII (= Formel XXV in 
Anspruch 16) und XXVIII 

Zwischenprodukte der Formein XXX, XXXII. XXXIII und XXXIV 
fur Anspruch 18 

unter anderem auch Zwischenprodukte fur Anspruch 20 der 
Formein XXXVII und XXXVIII 



Aus den folgenden Grunden hangen diese Erfindungen/Gruppen nicht so zusamiihen, da3 
sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT): 

Wie sich aus der Beschreibung Seite 21 ergibt, besteht ein erster Zweig der vorliegenden 
Anmeldung in der Herstellung bekannter Monophosphine der Formel (V) aus einer 
Verbindung der Formel III (Anspruche 1 -8). 



Ein weiterer Zweig der Anmeldung (Anspruche 9-21 ) betrifft unter anderem die Herstellung 
von bekannten Diphosphinen VI Oder Via gemass Anspruch 9 (siehe auch Seite 25). 

In beiden Strangen spielen die Zwischenprodukte der Formein I (siehe Anspruch 2) und II 
(nicht beansprucht) eine Rolle. 

Verbindungen der Formel II kennt man bereits z. B. aus der WO-A-02/083695 ab Seite 18 
als Nr. 1-3, 12, 13, 17, 19, 20, 27, 44, 45 und ab Seite 54 als Ligand A, C, F, L. 
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Eine Verbindungen der Formel I gemass Anspnjch 2 fur M = Li ist im Stand der Technik 
bekannt: siehe die in der Beschreibung auf Seite 2, Absatz 2 genannte Druckschrift 
DREWELIES K ET AL: "o: and m- Phenylene-bis(dichlorophosphane)-versatile, useful 
synthetic building blocks" ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION., vol. 21, 
no. 8, 1982, Seiten 638-639, XP002192246 VERLAG CHEI\/IIE. WEINHEIM., DE ISSN: 
0570-0833. 

Die Verbindung 3a dieser Druckschrift ist auch Gegenstand eines Disclaimers in Anspruch 
4. 

Daruber hinaus beschreibt die WO-A-03/031456 in den Beispielen 5 und 8 das Verfahren 
gemass Anspruchen 1 und 5 und die Verbindung gemaB Anspruch 2 (Seite 4, Verbindung 
10), jedoch ohne Isolierung des ortholithiierten Zwischenprodukts. Siehe auch D2, Seite 4: 
9 -> 1 0 ~> 1 1 . 

Die Verbindungen der Formein I und II und das Herstellungsverfahren fiir I konnen daher 
nicht mehr als Merkmal im Sinne von Regel 13 PCT angesehen werden, welches die ober 
definierten unterschiedlichen Strange der Anmeldung verbinden kann. Da es keip anderes 
Merkmal gibt welches diese Rolle ubernehmen konnte, liegt Nichteinheitlichkeit a-posteriori 
vor. 



Zu Punkt V. 

In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) ge- 
nannt; die Numerierung wird auch im weitieren Verfahren beibehalten: 

D1 = DREWELIES K ET AL: "o- and m- Phenylene-bis(dichlorophosphane)-versatile, 
useful synthetic building blocks" ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION., 
vol. 21, no. 8. 1982, Seiten 638-639, XPO021 92246 VERLAG CHEMIE. WEINHEIM., DE 
ISSN: 0570-0833. 

D2 = WO-A-03/031456 

D3 = XP002323768 (Mehring, M.) 
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D4 = WO-A-03/048107 
D6 = DE-A-1 0052391 
D7 = EP-A-803510 
D8 = WO-A-03/093285 
D9 = EP-A-842140 
D10 = XP-0041 74097 
D11 = XP-004245864 
D12 = XP-002160687 
D13 = XP-004158858 
D14 = WO-A-03/076451 

Erfindung 1 
Anspruche 1 -8 

Aus den in Punkt IV genannten Grunden sind Anspruche 1 , 2 und 5 nicht neu gegenuber 
D1 und D2. (Zu Anspruch 5, siehe D1 Reaktionsgleichung "C") 

Die beiden Verfahren gemass Anspruch 1 sind auch in Analogie zu D3: 

bezuglich (II) — > (I) siehe D3, Reaktionsgleichung (2) 

bezuglich (la) — > (I) siehe D3, Reaktionsgleichung (3) fiir R = Me 

Anspruch 1 ist daher auch nicht erfinderisch gegenuber D3. 

1 ,2 - Bissubstituierte Ferrocene sind aus einigen Dokumenten schon bekannt. Unter 
anderem in der vonn Anmelder genannten WO-A-00/37478 als Forme! (I) wo einer der 
Substituenten Phosphino ist und somit nicht das Strukturelennent -P- X1 

I 

X2 

aufweist. Diese Gruppe ist aber in D4, Seite 9 mit der Formel (Vb) generisch offenbart. 
1 ,2- Ferrocenyl fiir die Gruppe Z ist auf der Seite 1 0 zu entnehmen. 

Weil zu Bereitstellung der Verbindung (III) gemass Anspruch 6 somit mindestens 2 
Auswahlen aus D4 getroffen werden mussen kann die erfinderische Tatigkeit anerkannt 
werden. 
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Das gleiche gilt fur D6. 

Anspruch 4 ist neu gegenuber D1 durch Disclaimer und abgegrenzt von den Thiophenen 
gemass D2 durch den Benzolring in Stnjktur 1d. Wegen Analogic liegt aber keine 
erfinderische Tatigkeit vor. 

Die von Anspruch 6 abhangigen Anspruche 7 und 8 betreffen weitere 
Ausgestaltungen der Erfindung. Diese Anspruche genugen daher ebenfalls den 
Erfordernissen des PCT. 

Anspruch 5 musste auf die Herstellung der Metallocene gemass Anspruch 6 beschrankt 
werden. Dann konnten Neuheit und erf. Tat. auch fur Anspruche 4 und 5 anerkannt 
werden. 

Zu Anspruch 3 wurde kein relevanter Stand der Technik ermittelt. 

Erfindung 2 
Anspruche 9-20 

Verbindung der Formel VI gemaB Anspruch 9 bzw. der Formel VII gemaB Anspruch 1 0 
kennt man bereits aus D8, Beispiel 4. 

Verbindungen der Formel Via gemaB Anspruch 9 bzw. Formel XXXV gemaB Anspruch 20 
kennt man bereits aus D7, Seite 3, Formel C. 

Verbindungen der Formel XII gemaB Anspruch 12 kennt man bereits aus D9, Seite 4, 
Formel (II) in Verbindung mit Zeilen 40-50, linke Spalte. 

Zum Herstellungsverfahren gemaB Anspruchen 9 und 12 sind die Dokumente D10-D12 als 
nachstliegender Stand der Technik anzusehen: 

siehe D10, Seite 2130 (Schema 1); D1 1 , Seite 1 160 (Schema 1) und D12, Seite 3786 (IV-- 
>V). Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich Schritt a) der Verfahren gemaB 
Anspruchen 9 und 12 im Ausgangsmaterial in welchem XI und X2 anstelle von C die 
angegebene Bedeutung O oder N hat. Somit liegt Neuheit vor. Die Metallierung eines 
Aromaten mit eiriem Substituenten -P(X1)(X2) (Schritt a) ist aber schon aus D1 (2a~>3a) 
bekannt. Fur die Entwicklung eines Alternatiwerfahrens zu D10-D12 lag es mit der 
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Kenntnis der Dokuments D1 fur den Fachmann daher nahe, ausgehend von D10-D12 
anstelle von Verbindung (IV) die aus D1 bekannte Verbindung 3a als Ausgangsnnaterial 
einzusetzen und danach mit einem Phosphinhalogenid mit 2 P-C_ Bindungen 
umzusetzen. Somit unterscheiden sich die neuen Verfahren vonn Stand der Technik D10- 
D12 lediglich in der Reihenfolgen in der die unterschiedlichen Phosphine an den Aromaten 
gebunden werden. Den Verfahren der Anspruche 9 und 12 welche keine Ferrocene 
betreffen, fehit es daher an erfinderischer Tatigkeit gegenCiber D10-D1 2 jeweils allein 
betrachtet Oder gegenuber der Kombiriation eines der Dokumente mit D1 . 

Bine andere Situation liegt fur die Ferrocene vor. Hier ist D2 nachstliegender Stand der 
Technik (Anspruch 1 ). Das Verfahren der Anspruche 9 und 12 ergibt sich aus Analogie 
zu D2, Anspruch 1 dann, wenn man anstelle des Funfrings lA einen Cyclopentadienylring 
wahit, der Bestandteil eines Ferrocens ist. Wegen der Strukturunterschiede liegt jedoch 
kein Naheliegen vor. Entsprechend ist die Situation fur Anspruch 14 wenn von D2, 
Anspruch 1 Verbindung IIA ausgegangen wird. 

Hinsichtlich Anspruch 10 und 16 stellt D8 (Seiten 4-5) den nachstliegenden Stand der 
Technik dar. Gegenuber diesem Stand der Technik geht das anmeldungsgemasse 
Verfahren der Anspruche 10 und 16 von der Verbindung (Vll) bzw. (XX) aus anstelle von 
Verbindung 1 gemaB D8. Sorhit liegt Neuheit vor. Da kein Dokument vorliegt in dem der 
Ersatz der -S(0)-Ph gruppe durch Sekundarphosphin angeregt wird in einer Reaktion 
gemaf3 D8, Seite 4, kann die erfinderische Tatigkeit fur Anspruche 10, 16 und den 
entsprechenden Anteil des Anspruchs 9 anerkannt werden. 

D14 (Anspruch 1) betrifft die Verbindung (XXIX). Die Herstellung dieser bekannten 
Verbindung gemaB D14 erfolgt analog zu D8. Da Anspruch 16 im Vergleich zu D8 
erfinderisch ist, gilt das gleiche auch fur Anspruch 18 im Vergleich zu D14: 

D7 (Seite 3, Verb. C) und D13, Verb. 9d und 9e betreffen die Verbindung (XXV). Die 
Herstellung dieser bekannten Verbindung gemaB Anspruch 20 erfolgt uber eine 
dimetallierte Verbindung (XXXVI) was gemaB D7 und D13 nicht der Fall ist. Anspruch 20 
ist daher nicht nur neu, sondern wegen des vollig anderen Synthesewegs auch 
erfinderisch. 
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Die neuen Verbindungen der Anspruche 11, 13, 15, 17 (siehe zu Anspr. 17 z. B. D13, 
Verb. 10a) und 19 werden in den neuen und erfinderischen Verfahren gemafS Anspruch 
10, 12, 14, 16 (Verbindung XXVII heiBt dort XXV) und 18 eingesetzt und sind daher 
gleichfalls erfinderisch. 



ZuPunktVm. 

Anspruch 4 ist uber Anspruch 2 von Anspruch 1 abhangig. Die Definition von M ist aber 
unterschiedlich in Anspruchen 1 und 4. Dadurch entsteht Unklarheit uber den 
Schutzumfang der Anspruche. 

In Anspruch 21 wird bezuglich R27 und Y2 auf Anspruch 1 verwiesen. Die genannten 
Gruppen kommen aber dort nicht vor, siehe auch Punkt III. 
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